DOM AV DEN 4.11.2003 — MAL T-85/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 4 november 2003 *

I mal T-85/02,

Pedro Diaz SA, Kartagena (Spanien), inledningsvis foretritt av advokaten P. Koch
Moreno, direfter av advokaten M. Aznar Alonso,

s6kande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av O. Montalto och J. Crespo Carrillo, bida i egenskap av
ombud,

svarande,

* Rittegdngssprik: spanska.
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angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av tredje verklagande-
ndmnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
monster och modeller) den 16 januari 2002 (drende R 40/2000-3) angdende en
invindning som framstillts av innehavaren av det nationella varumirket EL
CASTILLO,

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordforanden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 22 mars 2002,

med beaktande av den svarsinlaga frdn Byrdn f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) som ingavs till forstainstans-
rittens kansli den 16 juli 2002,

efter forhandlingen den 11 juni 2003,
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meddelar

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 1 april 1996 en ansékan om gemenskapsvarumirke till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn) i enlighet med radets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17, volym 2, s. 3) i dess dndrade lydelse.

Det varumirke som registreringsansokan avsig var ordmirket CASTILLO.

De varor som registreringsansokan avsdg ingdr i klasserna 29 och 30 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjdnster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med indringar och tilligg, och
motsvarar efter begrinsning foljande:

— Kklass 29: *Fisk, konserverade, torkade och tillagade frukter och grénsaker,
geléer, sylter, fruktkompotter, dgg, mjolk och mjélkprodukter, ost, fisk- och
gronsakskonserver”;
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— klass 30: *Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning,
honung, sirap; jdst, bakpulver; salt, senap, viniger, siser (smaktillsatser);
kryddor, is, salladssdser”.

Denna ansékan offentliggjordes den § januari 1998 i Bulletinen for gemenskaps-
varumirken nr 2/98.

Den 12 mars 1998 framstillde Granjas Castelld SA (nedan kallat Granjas
Castelld) en invindning med stéd av artikel 42 i forordning nr 40/94 mot det
sokta varumirket avseende alla de varor som dsyftades i registreringsansokan.
Granjas Castell6 grundade sin invindning p4 tvd ildre nationella varumérken
som det ir innehavare av, nimligen

— det spanska ord- och figurmirket nr 104 442, som &terges nedan, avseende
*kondenserad mjolk”, som ingdr i klass 29 och som registrerades dr 1935,
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— det spanska ord- och figurmirket nr 1 935 658, som &terges nedan, avseende
*kakao-, kaffebaserade drycker, smaksatta drycker (som inte dr essentiella
syror), te, kaffe, choklad, spannmélspreparat” vilka ingér i klass 30 och som
registrerades ar 1995.

depradids
azxul

Genom beslut av den 18 oktober 1999 fann invindningsenheten vid harmoni-
seringsbyran att det foreldg en likhet mellan de motstiende kdnnetecknen men att
denna inte var markant framtridande. Invindningsenheten bif6ll delvis invind-
ningen avseende foljande varor: “mjélk och mjolkprodukter”, som ingdr i klass
29, samt “kaffe, te, kakao, kaffeersittning och ris”, som ingdr i klass 30. Denna
enhet avslog siledes ansékan om registrering av det sokta varumarket fér dessa
varor och bif6ll ansékan om registrering avseende de andra varor som avsigs med
varumirkesansokan, bland annat ”ost”.

Den 16 december 1999 6verklagade Granjas Costellé invindningsenhetens beslut
till harmoniseringsbyran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 16 januari 2002 (irende R 40/2000-3, nedan kallat det
omtvistade beslutet), som delgavs sokanden den 22 januari 2002, ogiltigforkla-
rade tredje 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn delvis invindnings-
enhetens beslut.
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Overklagandenimnden ansig att invindningen avseende “ost,” med hinsyn till
invindningsenhetens jimforelse av de motstdende kdnnetecknen, skulle bifallas
och avslog ansékan om registrering av det sokta varumirket for dessa varor, med
motiveringen att det foreligger en viss likhet mellan “kondenserad mjolk,” som
ticks av ett av de dldre varumirkena, och ”ost”, som varumirkesansokan avsig
(nedan kallade de omtvistade varorna) d4ven om dessa varor kan skilja sig at.

Parternas yrkanden

Efter att under férhandlingen ha franfallit ett av sina yrkanden har sékanden
hidanefter yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet till den del ansékan om gemenskaps-
varumirke betriffande ”ost” avslas,

— faststilla att det sékta varumirket, till den del det avser “ost,” inte kan
forvixlas med Granjas Castell6s varumirke nr 104 442, eftersom detta avser
“kondenserad mjolk”,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rdttegdngskostnaderna.
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Efter att sokanden delvis franfallit sina yrkanden har harmoniseringsbyrin
hidanefter yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rdttegidngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Parternas argument

Sékanden har dberopat en enda grund som avser dsidosittande av artikel 8.1 b i

~ frordning nr 40/94.

Jamforelsen mellan de aktuella varorna

Sokanden har i huvudsak bestritt det omtvistade beslutet, eftersom de aktuella
varorna, det vill siga den kondenserade mjolken och osten, har ansetts likartade
med avseende pa deras art och deras indamal. S6kanden anser att dessa tvd varor
skiljer sig 4t betriffande art, tilltiinkta képare och anvindningsomréde, och att
det inte gir att betrakta dem vare sig som konkurrerande eller som komplette-
rande varor. Sokanden drar dirav slutsatsen att dessa varor pd grund av deras
kommersiella differentiering inte kan anses vara lika.
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Nir det for det forsta giller de aktuella varornas art har sékanden tillbakavisat
overklagandenimndens bedémning, och den har understrukit att deras respektive
tillverkningsprocess starkt skiljer sig 4t, trots att de tillhor kategorin mjélk-
produkter, vilket bland annat visas av invindningsenhetens beslut nr 872/2000 av
den 27 april 2000, S6kanden har under férhandlingen preciserat att, i motsats till
vad 6verklagandenimnden har pdstdtt, denne inte kinde till ndgot foretag som
faktiskt tillverkar de tva typerna av varor.

Nir det for det andra giller de aktuella varornas andamal har sékanden kritiserat
dverklagandenimnden for att denna anser att dessa varor &r likartade, eftersom
dessa kan anvindas p4 odndligt manga olika sitt i matlagning, sirskilt i bakverk,
eller som ersdttningsvaror i form av mjélkersittning for personer med
laktosintolerans. Genom att ta fasta pd vissa delar av innehéllet i invindnings-
enhetens beslut nr 533/2000 av den 29 mars 2000, som bland annat géllde det
dldre varumirket nr 104 442, har sokanden dragit slutsatsen att den
kondenserade mjolken anvinds i kaffe eller som ingrediens i godsaker eller
bakverk, medan ost i allméinhet konsumeras fristiende och endast marginellt
anvinds i bakverk. S6kanden har understrukit att dess ost inte dr avsedd att
anvindas i bakverk. Den genomsnittlige konsumenten kan for 6vrigt inte férvixla
de tvd typerna av varor vid inkdp. Det handlar i sjilva verket om tva
slutprodukter som dr helt olika. Sokanden har hirvidlag dberopat beslut
nr 533/2000, enligt vilket kondenserad mj6lk “endast sdllan ingdr i en
genomsnittskonsuments inkdp” medan, enligt sokanden, ost inhandlas ganska
ofta.

Enligt sdékanden #r for ovrigt dverklagandenimndens péstiende, enligt vilket
kondenserad mjélk och ost “vanligen siljs i avdelningen f6r mejerivaror”,
overdrivet allmint hallet, allrahelst som dess ostar vanligen salufors i fristiende
avdelningar. Under forhandlingen understrok s6kanden att detta pastdende inte
har styrkts.
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Sokanden har for det tredje, till stéd for sitt pastdende om att det inte dr mojligt
att forvixla kondenserad mjolk med ost, dberopat tvd beslut frdn Tribunal
Supremo espafiol (den spanska hdgsta domstolen) frn dren 1974 och 1976, vilka
dels handlade om varumirkena DULCIPAN och DULCINEA, dels varumirkena
QUINTANILLA och LA QUINTANA.

Harmoniseringsbyrdn anser att sdkanden felaktigt forsoker visa att de aktuella
varorna kan sirskiljas, vilket 4r nigot som ingen har ifrigasatt. Den verkliga
fragan giller huruvida dessa varor ir likartade.

Harmoniseringsbyrdn anser att den bedémning som gors i det omtvistade
beslutet, enligt vilken de aktuella varorna ir likartade med avseende pé deras art
och dndamal, r giltig.

Nir det giller konsumentens intryck, har harmoniseringsbyrdn preciserat att
risken for forvixling inte enbart avser mojligheten att forvixla varor, utan
huvudsakligen avser en risk, som visas i punkt 16 i det omtvistade beslutet, for att
konsumenten skulle kunna tro att varor som uppvisar en viss likhet hirror fran
samma foretag.

Harmoniseringsbyran har hirvidlag tillbakavisat relevansen hos det ovanndmnda
beslutet nr 533/2000, eftersom analysen av likheten mellan tvd varor gors utifran
fakta i det enskilda fallet. En av varorna i beslut nr $33/2000, nimligen skinka, 4r
foljaktligen uppenbart olik de aktuella varorna i férevarande fall.

Nir det giller besluten fran Tribunal Supremo espafiol har harmoniseringsbyrin
papekat att den nationella ritt som tillimpats av denna domstol 4r dldre 4n den
harmoniserade lagstiftningen avseende varumirken. I alla héndelser dr de
motstdende kinnetecknen i dessa beslut klart mer olika dn de aktuella
varumirkena i forevarande fall.
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Jamforelsen mellan de motstiende kdnnetecknen och risken {6r f6rvixling mellan
de aktuella varumairkena

Sékanden har understrukit att éverklagandenimnden inte har bestritt invind-
ningsenhetens analys, enligt vilken likheten mellan de omtvistade kdnnetecknen
inte 4r markant. Denna frdga bor anses vara slutligt avgjord inom ramen for
forevarande talan eftersom Overklagandenimnden inte har ifrdgasatt att
“kinnetecknen ir forenliga med varandra®.

Sokanden anser dock att dverklagandendmnden begick ett misstag nir den péstod
att ordet castillo dr gemensamt fér de tvd varumirkena och att det dirfor
foreligger en risk for forvixling mellan det sokta varumiérket och det ildre
varumirket nr 104 442. Under férhandlingen har sékanden anfért att denna risk
for forviaxling bor bedémas utifrin situationen pd den berérda marknaden
(domstolens dom av den 29 september 1998 i méal C-39/97, Canon, REG 1998,
s. I-5507). Ett stort antal spanska eller gemenskapsrittsliga varumérkesregistrer-
ingar som sirskilt avser klass 29 innehdller dock detta ord eller bestar av detta.
Eftersom varumirken med ordet castillo samexisterar pa den spanska marknaden
innebér detta att det inte finns ndgon risk f6r férvixling mellan de motstiende
varumirkena i férevarande mal. For det fall tvekan skulle radda betréiffande dessa
varumirkesregistreringar anhdller sokanden om att forstainstansritten métte
hinvinda sig till de institutioner som beviljat dem.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att varken parterna i 6verklagandendmnden
eller sbkanden i férstainstansritten har ifrdgasatt den jaimforelse av de motstdende
kinnetecknen som gjorts av invindningsenheten.

Harmoniseringsbyran anser likvil att férekomsten pd marknaden av ett flertal
varumérken som kan forvixlas inte dr relevant i allménhet, eftersom denna kan
bero antingen pa att det inte foreligger en verklig risk for forvixling eller pa att
innehavaren av ett dldre varumirke inte har framstillt ndgon invindning. For att
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vara relevanta miste dessutom de av sokanden &beropade spanska eller
gemenskapsrittsliga varumirkesregistreringarna som innehdller ordet castillo
eller som bestar av detta ord understkas nirmare i varje enskilt fall. Under
forhandlingen har harmoniseringsbyrin anfort att de bevis som inte har ingetts till
harmoniseringsbyrdn bor avvisas.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan ett varumirke inte registreras om det
— pé grund av att det ir identiskt med eller liknar ett dldre varumirke och de
varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska eller 4r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumarket 4r skyddat. Med ildre varumirken avses dessutom enligt artikel
8.2 a ii i férordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en medlemsstat, for
vilka ansbkan om registrering har gjorts tidigare dn anstkan om registrering av
gemenskapsvarumarke.

Nir det giller forvaxlingsrisken framgdr det av rittspraxis att denna bestdr i att
det finns en risk att allménheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga
kommer frin samma foretag, eller i forekommande fall frin foretag med
ekonomiska band (se analogt domen i det ovan, i punkt 24, nimnda mélet Canon,
punkt 29, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mdl C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och forstainstansrittens dom
av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrin
— Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. [I-43, punkt 29).

Enligt samma rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk hos allminheten goras en helhetsbeddmning av samtliga relevanta
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faktorer i det enskilda fallet (domen i det ovan, i punkt 24, nimnda mélet Canon,
punkt 16, och domarna i de ovan, i punkt 28, nimnda mélen Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 18, och MYSTERY, punkt 30). Denna helhetsbedémning
forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, diribland likheten
mellan varumirkena och likheten mellan de varor eller tjinster som de avser.
Siledes kan en lig grad av likhet mellan de varor eller tjinster som avses
kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra och omvint
(domarna i de ovannimnda méilen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 19, och MYSTERY, punkt 31). Samspelet mellan dessa faktorer har
uttryckts i sjunde skilet i forordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet
likhet bor tolkas i férhdllande till férvixlingsrisken och att denna risk maste
bedomas mot bakgrund sirskilt av i hur hog grad varumirket dr kdnt pa
marknaden och graden av likhet mellan varumirket och kinnetecknet samt
mellan de ifrigavarande varorna eller tjinsterna.

Frigan hur ifrdgavarande varor eller tjanster uppfattas av genomsnittskon-
sumenten dr av avgdrande betydelse vid helhetsbedémningen av forvixlings-
risken. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett varumarke
som cn helhet och dgnar sig inte it att undersdka dess olika detaljer (dlomarna i de
ovan, i punkt 28, nimnda madlen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och
MYSTERY, punkt 32). I samband med denna helhetsbedémning antas genom-
snittskonsumenten vara normalt informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst. Hinsyn skall dven tas till den omstindigheten att genomsnittskon-
sumenten endast séllan har mojlighet att géra en direkt jimférelse mellan de olika
varumirkena, utan maste forlita sig pd den oklara minnesbild som han har av
dessa (domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

I forevarande fall har de tvd dldre varumirkena registrerats i Spanien och de
berdrda produkterna dr vanliga konsumtionsvaror. Bedémningen av huruvida
forvixlingsrisk foreligger skall darfér goras med utgdngspunkt i den maélgrupp
som utgors av slutkonsumenterna i Spanien.
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Jimforelsen mellan de aktuella varorna

For att bedoma om de aktuella varorna liknar varandra skall samtliga relevanta
faktorer beaktas som avser forhallandet mellan dem. Bland dessa faktorer ingar
bland annat varornas art, de tilltinkta kdparna, anvindningsomrddet samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovan, i
punkt 24, nimnda mélet Canon, punkt 23).

Nir det giller de aktuella varornas art konstaterar forstainstansrdtten, sdsom
overklagandenimnden gjorde, att i dessa anvinds mjolk som ravara och de ingér
ddrfor i kategorin mjolkprodukter. Detta konstaterande motségs inte av att, pd
sitt som sokanden har gjort gillande och som &verklagandendmnden har anfort,
kondenserad mjolk utgér ett sdtt att behandla mjolk medan ost dr ett
mjolkderivat. Méalgruppen ir medveten om de visentliga egenskaperna hos dessa
varor med avseende pa deras art och anser framféor allt att de tillhér samma
varukategori. Aven om milgruppen skulle vara medveten om skillnaderna mellan
dessa varors produktionssitt tror den inte med anledning dirav, med ritt eller
oritt, att dessa skillnader hindrar samma féretag fran att tillverka eller salufora de
tvd typerna av varor pd samma ging. Malgruppen har séledes intrycket att de
aktuella varorna kan ha samma kommersiella ursprung.

Denna slutsats vederldggs inte av att likheterna mellan dessa varor ar vildigt svag
med avseende pi deras tilltinkta kdpare och/eller deras anvindningsomrade.
S6kanden har med ritta kritiserat beslutets motivering, enligt vilken de aktuella
varorna kan anvindas pi minga olika sitt i matlagning, sdrskilt bakverk, eller till
och med som ersittningsvaror, sirskilt for personer med laktosintolerans. Deras
gemensamma indamal sdsom matlagningsingrediens dr utmirkande f6r nistan
alla livsmedel. De aktuella varornas karaktir av ersittningsvaror forefaller
extremt svag. Harmoniseringsbyrn har inte kunnat ange ens ett litet antal
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matritter i vilka dessa kan anvéndas i Spanien, var for sig eller tillsammans. Aven
om man antar att dessa tva typer av varor verkligen kan utgéra mjolkersittning
for personer med laktosintolerans, har harmoniseringsbyrdn inte anfért nigon
omstindighet som gor det mdjligt att betrakta den del av den milgrupp som
berérs av en sidan brist som tillrickligt betydelsefull f6r att verkligen tas i
beaktande vid en analys av forviaxlingsrisken. Overklagandenimndens pistiende,
enligt vilket de tva aktuella typerna av varor salufors i samma detaljhandelsav-
delning, stéds slutligen inte av ndgra objektiva uppgifter.

Varken de synpunkter som framf6rs ovan, i punkt 34, eller s6kandens argument
enligt vilka mjolk och ost konsumeras pé olika sitt utesluter dock att dessa varor
kan vara likartade. Sddana konsumtionsskillnader mellan de aktuella varorna
bekriftar enbart att det dr friga om skilda varor vars ersittningsférmdga ur
livsmedels- och smaksynpunkt 4r vildigt svag. De aktuella varorna konkurrerar
foljaktligen inte.

Dessa varor dr diremot komplementira, eftersom de f6r malgruppen tillhor
samma varukategori och enkelt kan ses som delar av ett allmint sortiment av
mjolkprodukter som kan ha samma kommersiella ursprung.

Nir det giller de spanska domarna och harmoniseringsbyrans beslut som
sokanden har dberopat for att visa att de aktuella varorna ir olika, kan deras
relevans i forevarande fall ifrdgasittas, eftersom de avser antingen olika
kinnetecken eller olika varor. Det kan dessutom erinras om att det féljer av
fast rittspraxis att lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagande-
nimnderna enbart skall bedémas pa grundval av forordning nr 40/94. Harmoni-
seringsbyrn ir sdledes inte bunden vare sig av nationella registreringar eller av
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sina tidigare beslut (se férstainstansrittens dom av den 5 december 2002 i mal
T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrdn (REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31 och ndmnd réttspraxis).

Det var siledes med ritta som 6verklagandenimnden fastslog att de aktuella
varorna for malgruppen kan ha ett gemensamt kommersiellt ursprung. Dessa
varor skall siledes anses likna varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94.

Jimforelsen av de motstdende kidnnetecknen

Det framgar av rittspraxis att helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad
giller de aktuella varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga
likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet
med hinsyn till deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (domarna i de
ovan, i punkt 28, nimnda malen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och
MYSTERY, punkt 42). Domstolen har vidare ansett att det inte kan uteslutas att
forvaxlingsrisk uppkommer endast av det skilet att det foreligger ljudlikhet
mellan tvd varumirken (domen i det ovannimnda madlet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 28).

I férevarande fall framgdr det av det omtvistade beslutet och av invdndningsen-
hetens beslut, till vilket forstnimnda beslut hinvisar, att harmoniseringsbyran,
efter en analys av visuell likhet, ljudlikhet och begreppsmassig likhet, har ansett
att de motstdende kinnetecknen liknar varandra utan att denna likhet 4r markant.
Denna bedémning bor godtas. I de dldre varumirkena, och sérskilt i varumarke
nr 104 442, skall orddelen El Castillo anses som den dominerande med avseende
pa ljud och ur begreppsmissig synpunkt (se analogt forstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn —
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Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 40 och 45). Vidare utgér
ordet castillo det stkta varumirket. Det framgar siledes att den dominerande
delen i det dldre varumirket nr 104 442 och orddelen i det sokta varumirket
praktiskt taget ir identiska, bdde ur begreppsmissig synpunkt och med avseende
pa ljud. De motstiende kinnetecknen liknar sdledes i varje fall varandra i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Risken for férvixling mellan de aktuella varumirkena

Det skall inledningsvis framhillas att sdvil de aktuella varorna som de
motstiende kinnetecknen liknar varandra i den mening som avses i artikel
8.1b i forordning nr 40/94. Normalt kan man dirf6r anta att malgruppen kan tro
att ost som forsetts med ordmirket CASTILLO kan hérrora fran det foretag som
4r innehavare av det dldre figurmirket EL CASTILLO. Det foreligger f6ljaktligen
a priori en risk for forvixling mellan dessa tvd varumarken.

Sokanden har dock med stéd av domen i mdlet Canon (ndmnd ovan, i punkt 24)
hivdat att ett flertal registrerade spanska och gemenskapsrittsliga varumérken
som innehédller ordet castillo eller bestir av detta samexisterar pd marknaden,
vilket visar att det inte finns nigon férvixlingsrisk i forevarande mal.

Enligt denna dom skall det dldre varumirkets sdrskiljningsforméaga, oavsett om
denna hérror frin detta varumirkes inneboende egenskaper eller den omstindig-
heten att det dr kiint, beaktas vid bedémningen av huruvida likheten mellan de
varor eller tjinster som avses med de tvA varumirkena ér tillrdckligt stor for att
det skall uppsta en risk for forvixling (domen i det ovan, i punkt 24, nimnda
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maélet Canon, punkterna 18 och 24). Inom ramen for forordning nr 40/94 st6ds
denna tolkning av sjunde skilet i denna férordning, enligt vilken forvixlings-
risken skall bedémas mot bakgrund sirskilt av i hur hég grad varumarket dr kint
pd marknaden.

Det framgir enbart av detta resonemang att ett dldre varumirkes positiva
renommé kan, dtminstone i vissa fall, bidra till en hog sirskiljningsférmaga hos
ett varumirke och siledes 6ka risken for forvixling mellan detta varumirke och
ett sokt varumarke.

Sokanden har i férevarande fall inte 4beropat ndgot annat 4n en lista med spanska
eller gemenskapsrittsliga varumirkesregistreringar som bestdr av ordet castillo
eller som innehdller detta ord, for att visa att det i férevarande fall inte finns
nigon forvixlingsrisk mellan de motstiende varumirkena, eftersom dessa
varumirkesregistreringar samexisterar pd marknaden.

Det skall dock konstateras att ndstan samtliga av de varumirkesregistreringar
som 4terfinns p4 denna lista har dberopats for forsta gingen i forstainstansritten.
S4som harmoniseringsbyran med ritta har understrukit krivs for att man skall
beakta dem att en fullstindig undersékning av var och en av dem genomférs,
sirskilt med avseende pa deras likhet med det dldre varumirket och med avseende
pi deras renommé. Dessa varumirkesregistreringar som &beropas for forsta
gdngen i forstainstansritten skall siledes inte beaktas, och begdran om prévning
av dessa skall avsls (férstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i maél
T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrén - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
REG 2003, s. [1-411, punkt 62).

Nir det vidare giller de varumirken som 4beropats vid harmoniseringsbyran,
niamligen varumirkena CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE,
EL CASTILLO och BLUE CASTELLOQ, vilka avser varor som ingdr i klass 29,
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skall det foérst konstateras att dverklagandenimnden med ritta har ansett att de
uppgifter som forebringats av sdkanden inte visade att det saknades en risk f6r
forvixling i forevarande fall. Till skillnad frin Granjas Castellés varumirke
nr 104 442, vilket ir det enda som verkligen dr relevant i detta avseende, dr
niamligen den del som #r mest sirskiljande i tre av dessa varumirken inte ordet
castillo utan de andra orden i dessa varumirken. Det skall dven framhillas att
stkanden inte har limnat nigon uppgift om vilka varor som verkligen avses med
dessa varumirken, férutom vad giller sokandens eget varumirke CASTILLO DE
HOLANDA, eller om hur figurmirket EL CASTILLO ser ut. Sokanden har inte
heller visat eller ens pastitt att ett av dessa varumirken var s kint att det kunde
medféra att det redan fanns risk for forvixling mellan dessa varumirken och
Granjas Castellés varumirke som eventuellt skulle kunna minska den risk for
forvixling som i forevarande fall hirror fran det sokta varumirket.

Det var siledes med ritta som éverklagandenimnden konstaterade att det foreldg
en forvixlingsrisk mellan de i férevarande fall motstdende varumirken och vidare
att den vidholl denna slutsats med hénsyn till de andra varumirkena som hade
foretetts vid den. Talan kan sdledes inte bifallas pa den grunden att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har 3sidosatts.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniser-
ingsbyrdn har yrkat att sbkanden skall férpliktas att ersdtta rdttegdngskostna-
derna. Eftersom s6kanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande

bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 4 november 2003.

H. Jung _ N.J Forwood

Justitiesekreterare Ordférande
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